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INTRODUCCIÓN


Los bienes intangibles se han convertido en el mercado actual sin ninguna duda en los activos más valiosos que pueden poseer las empresas y en general los actores del mercado. Según Standard & Poor’s, la proporción de la participación en el mercado de los bienes intangibles respecto de los tangibles se ha invertido, tal como se muestra en la siguiente gráfica1:


[image: image]


A pesar de algunos interesantes trabajos académicos en donde se postula la posibilidad de crear un mercado de ideas no protegidas, el consenso actual indica que la mejor vía para proteger los intangibles está en la disciplina de la propiedad intelectual.


En efecto, debido a su importancia, la propiedad intelectual ha tenido desde el siglo XVIII un ingente proceso de armonización que la convierte en una de las áreas del derecho con mayor uniformidad, gracias a la activa participación de organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la Organización Mundial del Comercio (OMC).


No obstante su importancia, es innegable que en países en vías de desarrollo, como Colombia, la disciplina de la propiedad intelectual sigue siendo en gran parte desconocida o, en el mejor de los casos, subutilizada. No se puede desconocer los inmensos esfuerzos que ha empleado el Estado colombiano a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, Minciencias (antes Colciencias) y otras instituciones en la última década para acercar la propiedad intelectual a empresarios de todos los tamaños, centros de investigación, universidades, personas naturales y creadores en general; sin embargo, la tarea es titánica, ya que la protección y el buen uso de las creaciones deberían estar en el ADN de todos los programas de formación desde el nivel básico hasta los estudios superiores.


Por lo anterior, es imperativo crear una cultura, no solo de respeto, sino también de promoción y explotación de los derechos de propiedad intelectual, que genere riqueza en diferentes sectores de la sociedad; sin embargo, el primer paso será un conocimiento robusto de las ventajas que otorga el sistema y las ventajas que este ofrece.


Así las cosas, esta obra tiene como objetivo fundamental determinar el grado de armonización del sistema de propiedad industrial en los ordenamientos seleccionados, presentando un panorama general de la protección que esta ofrece sobre los signos distintivos y las nuevas creaciones (clasificación clásica de la propiedad industrial). Con este fin se llevará a cabo un estudio de la materia a través de la ley, la jurisprudencia y la doctrina, eso sí, teniendo en cuenta que un estudio detallado de cada una de las categorías que integran esta disciplina superaría con creces el alcance de este trabajo.


Como objetivos específicos se pretende, en primer lugar, brindar al lector las herramientas necesarias para entender el funcionamiento del sistema de la propiedad industrial a nivel nacional e internacional, y, en segundo lugar, estudiar desde un punto de vista práctico el tratamiento que los tribunales de las jurisdicciones con las que nuestro país sostiene una mayor cantidad de relaciones comerciales (Comunidad Andina, Unión Europea y Estados Unidos) otorgan a dichos derechos, tanto en la etapa de obtención del derecho como cuando este ya está concedido.


En cada uno de los apartados que componen esta obra se realizará un estudio de las fuentes del derecho, ley, jurisprudencia y doctrina, pero con un énfasis en las decisiones de órganos judiciales nacionales y extranjeros que consideramos emblemáticas y que, debido a su importancia y el altísimo nivel de armonización normativa de la propiedad intelectual señalado anteriormente, podrían ser aplicables en otros territorios.


Para alcanzar los objetivos propuestos, esta obra estará dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo se realizarán unas notas preliminares al sistema de propiedad industrial, en donde se pretende ubicar al lector en cuanto a la historia del sistema, para después mostrar la dimensión internacional de este a través de los instrumentos internacionales más importantes que constituyen sus pilares, como son el Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para luego exponer brevemente el sistema de integración andino y sus dos decisiones más importantes en materia de propiedad industrial, la 486 de 2000 y la 689 de 2008 que modifica a la anterior.


Una vez se ha logrado una ubicación conceptual, en el segundo capítulo se abordarán los signos distintivos, en donde en primer lugar se realizará una exposición de la figura paradigmática de esta categoría de derechos, la marca de productos y servicios, para después estudiar los otros signos, a saber, los lemas comerciales, los nombres y las enseñas comerciales. Las indicaciones geográficas, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia no serán objeto de estudio en esta obra dadas sus particularidades, que, consideramos, superan ampliamente los objetivos de este trabajo.


En el tercer capítulo se abordará el complejo tema de las nuevas creaciones. Al igual que en el capítulo anterior, se empezará el estudio con la figura más importante de esta categoría, las patentes de invención, para después continuar con las patentes de modelo de utilidad y, finalmente, los diseños industriales. Si bien somos conscientes de la importancia de los derechos de obtentor de variedades vegetales, al igual que lo sucedido con las indicaciones geográficas, consideramos que su estudio supera el objetivo de esta obra; no obstante, se realiza una breve mención del funcionamiento del sistema en el apartado de las exclusiones de patentabilidad.


El cuarto y último capítulo de este libro estudia las acciones para la protección de la propiedad industrial. Para abordar este tema, en primer lugar, se eligió la acción de infracción de derechos, para después analizar las medidas cautelares, tanto procesales como extraprocesales. En tercer lugar, se estudiará la acción reivindicatoria, y se finaliza con una breve descripción de las acciones penales por infracción a derechos de propiedad industrial.


Esperamos que esta obra sea de utilidad tanto a la comunidad académica como a operadores jurídicos y practicantes, y que de alguna manera contribuya a aumentar el acervo bibliográfico en materia de propiedad industrial que tanto necesitamos en el país.




CAPÍTULO PRIMERONotas preliminares. El sistema de propiedad industrial





I. BREVE HISTORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


A pesar de que la división entre propiedad industrial y derecho de autor es una construcción moderna, en este apartado presentaremos la historia de forma diferenciada sin que por ello se afirme que exista un orden cronológico en el desarrollo de las dos categorías presentadas.


A. PROPIEDAD INDUSTRIAL


Para hablar del origen del sistema de propiedad industrial tal como lo conocemos actualmente es necesario remontarnos a mediados del siglo XV[1]. En 1421, el arquitecto Filippo Brunelleschi, creador de la cúpula de la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, aseguró haber inventado una embarcación revestida en hierro que, según él, reduciría los costos del transporte de mercancías y especialmente de mármol por los ríos. Brunelleschi se negó a publicar y difundir su creación a menos que la ciudad de Florencia le garantizara el derecho exclusivo a explotar comercialmente su embarcación.


En 1421 Florencia accedió a tal solicitud por tres años, bajo la condición de que divulgara su creación y de esta forma se lograra una utilidad tanto para el arquitecto como para la ciudad, además de otorgarle un estímulo para que continuara su brillante carrera creativa2. El barco se hundió en su primer viaje por el lago Arno y Florencia dejó de otorgar patentes, pero este sigue siendo el primer registro del otorgamiento de una patente sobre una invención real. En otros lugares de Europa se otorgaban “patentes” por el descubrimiento de recursos naturales como hierro y oro; estos derechos tenían como finalidad brindar seguridad a los mineros, pero no pueden considerarse patentes en el sentido moderno porque no se referían a invenciones sino a descubrimientos3.


En 1474 se expidió el Estatuto de Venecia, considerado el primer régimen jurídico de patentes. En esa época la República de Venecia era una potencia comercial de Europa y todo el mundo, que contaba con grandes avances en la construcción de naves marítimas, dominio del vidrio y la imprenta. Con el objetivo de promover las artes y el beneficio comercial que podrían generar, se otorgaban recursos económicos para lograr ciertos desarrollos, como construir un molino de viento o una embarcación en un plazo específico4. Esta fue una de las primeras formas de otorgar un reconocimiento a la creatividad humana5.


En la Edad Media la economía era manejada por gremios, los cuales controlaban el desarrollo de muchas artes y oficios, que solo podían ser desempeñados por quienes hicieran parte de aquellos. Así, en la Venecia del siglo XV se crearon los privilegios como una autorización a realizar una actividad controlada por los gremios. Estos privilegios no necesariamente eran otorgados al primer creador o inventor de algún artefacto o a su importador, sino que se otorgaban a cualquiera que quisiera realizar una actividad, como fabricar lentes para leer (Prager, 1944).


Este sistema de privilegios fue el antecedente del Estatuto de Venecia de 1474, el cual señalaba lo siguiente:


Hay aquí en esta ciudad, y también vienen temporalmente en razón de su grandeza y bondad, hombres de diferentes lugares y mentes más inteligentes, capaces de idear e inventar todo tipo de ingeniosos inventos. Se debe establecer, que las obras y artilugios inventados por ellos, habiéndolos visto otros, no puedan copiarlos y tomar su honor, así hombres de esa clase esforzarían sus mentes, inventarían y harían cosas que no sean de poca utilidad y beneficien a nuestro Estado. Por tanto, se decidirá que, por autoridad de este Consejo, cada persona que en esta ciudad haga cualquier nuevo ingenioso dispositivo, no hecho hasta ahora en nuestro dominio, tan pronto como lo perfeccione, para que pueda ser utilizado y empleado, dará aviso a la oficina de nuestros Provisionadores de Common. Queda prohibido a cualquier otro en cualquier territorio y lugar nuestro realizar cualquier otro artificio en la forma y semejanza del mismo, sin el consentimiento y licencia del autor hasta diez años. Y, sin embargo, si alguien lo hiciera, el citado autor e inventor tendrá la libertad de citarlo ante cualquier oficina de esta ciudad, por cuyo cargo se obligará al citado que infrinja a pagarle la suma de cien ducados y el artilugio será inmediatamente destruido. Estando entonces en libertad de nuestro Gobierno a su voluntad para tomar y utilizar en su necesidad cualquiera de dichos artilugios e instrumentos, con la condición, sin embargo, de que nadie más que los autores los ejercerá6.


El Estatuto de Venecia contiene varios elementos que aún conserva el derecho de la propiedad intelectual, específicamente las patentes. En primer lugar, reconoce expresamente que se protegerán las invenciones, “obras y artilugios” fruto de la creatividad de las “mentes más inteligentes”. Además, se exige que, para otorgar la patente, la invención esté perfeccionada a tal punto que otros puedan usarla y emplearla. Así, se exige que la creación tenga una utilidad material y no puramente teórica, como la embarcación de Brunelleschi, de forma que tenga beneficios para toda la ciudad, para toda la sociedad. Un punto fundamental es que prohíbe que terceras personas copien la invención sin autorización de su creador e impone una sanción monetaria de cien ducados a quienes infrinjan el derecho de exclusividad del autor; y determina, también, que la exclusividad que se confiere al inventor tiene una limitación temporal de diez años7.


Durante la Edad Media otros países europeos emplearon patentes o sistemas similares para atraer comerciantes a sus territorios y fomentar el desarrollo, de forma que para otorgar las patentes bastaba con importar la tecnología al país así no se fuese el creador o inventor original de ella8. Además, los privilegios o derecho de exclusividad para realizar ciertas actividades económicas, como importación y exportación de productos particulares, fueron empleados por las monarquías para asegurar que los mercaderes se quedaran en sus territorios, recaudar dinero y crear mecanismos de supervisión de las actividades mercantiles por parte de privados. “Patentes” de este tipo se prestaron para abusos y crearon gran descontento entre la sociedad. El Parlamento inglés, por su parte, estaba en constante enfrentamiento con la Corona por el alcance de sus poderes para otorgar tales monopolios o patentes. Con el ánimo de solventar tal situación, en 1623 Inglaterra promulgó el Estatuto de Monopolios (Statute of Monopolies)9.


El principal avance del Estatuto de Monopolios consistió en resolver la tensión entre la Corona y el Parlamento inglés respecto a la competencia y los criterios para otorgar patentes de invención10. Así, el Estatuto de Monopolios anuló todos los monopolios otorgados por la Corona excepto aquellos otorgados sobre nuevas creaciones a los primeros y verdaderos inventores; además, señaló que las cuestiones sobre la validez de las patentes serían decididas por los jueces siguiendo los principios del common law11.


En el continente americano, Estados Unidos fue el primer país en incluir disposiciones sobre patentes en su constitución en 1787. Durante los años en que Estados Unidos fue una colonia británica no tenía mayor interés en crear un sistema de propiedad intelectual porque su economía estaba basada en la venta de recursos naturales a Inglaterra a cambio de productos manufacturados, además, la difusión de conocimiento y tecnologías estaba controlada por el imperio12. La Guerra de Independencia americana cambió el panorama económico de la naciente nación: surgió la necesidad de adquirir bienes de otros mercados así como una demanda ideológica por lograr ser autosuficientes, de forma que el otorgamiento de patentes de alcance nacional cobró mayor importancia y valor económico como mecanismo para fomentar la industrialización de Estados Unidos13.


En la Constitución de Estados Unidos de 1787 la cláusula sobre propiedad intelectual fue un gran logro, ya que creó una patente unificada para todos los estados, lo cual tuvo como efecto un aumento notable en el valor de los derechos conferidos con ella. En efecto, antes de la Constitución, estados como Pensilvania, Maryland y Carolina del Norte habían expedido normas sobre el otorgamiento de patentes, lo cual en ocasiones condujo a litigios y controversias sobre el alcance de aquellas14, la duración de los derechos que confería cada estado variaba y no había un criterio uniforme para otorgar tales patentes15. Además, la cláusula sobre propiedad intelectual buscaba fijar principios fundamentales para que el Congreso otorgara derechos exclusivos por un periodo limitado a los creadores sobre sus invenciones16.


En ejercicio de esas funciones, el Congreso de Estados Unidos expidió la “Ley para promover el progreso de las artes útiles” de 1790, por la cual le otorgó funciones al ejecutivo para el otorgamiento de las patentes; con este fin se creó el Board Patent, que sería la entidad encarga de determinar si una invención era suficientemente útil para conceder una patente. Esta ley señalaba que “cualquier arte útil, manufactura, motor, máquina o aparato o mejora en ellos” podría ser patentable si antes no era conocido o usado17. Las patentes eran otorgadas por catorce años y facultaban a su titular a fabricar, construir, usar y vender las invenciones en todo el territorio del naciente país18.


Las patentes y los derechos de autor no fueron los únicos derechos de propiedad intelectual que se crearon en esta época: en 1712 y 1744 Francia expidió legislaciones sobre las marcas (les marques) que debían tener todos los productos fabricados por trabajadores de fábricas que contaran con permisos o licencias reales para funcionar. De esta forma se introdujo en Francia que la forma específica de, por ejemplo, bordar seda, podría ser una propiedad protegible por el derecho. Con estas leyes se buscaba identificar el origen, indicar el uso de ciertos diseños y técnicas y controlar el precio y la calidad de los productos19.


Al igual que sucedió en Estados Unidos, en Francia el otorgamiento discrecional de monopolios para la realización de ciertas actividades comerciales y para la importación de invenciones y maquinaria de otros países, como la producción de hilo y muselina, creó un caos sobre la validez de esos derechos, su alcance regional y su duración. Por lo anterior, se expidió en 1791 la primera ley francesa de patentes. En esta ley se acoge la teoría del iusnaturalismo sobre el origen de la propiedad intelectual, esto es, y como se explicó antes, que el hombre tiene un derecho natural sobre las obras de su creación, sobre el fruto de su intelecto (Neumeyer, 2011); seguramente estas ideas estuvieron íntimamente relacionadas con el pensamiento de la época que finalmente condujo a la Revolución francesa20.


Las leyes de 1791, tanto de Estados Unidos como de Francia, incluían fuertes disposiciones y reglas sobre la divulgación de las invenciones y creaciones que eran patentadas. Las leyes exigían que el inventor describiera la invención al punto que fuese factible reproducirla, y en Francia se señalaba que las personas podrían tener acceso al catálogo de nuevas invenciones, que debía estar disponible en cada provincia21. De esta forma se compensa a la sociedad por el otorgamiento de derechos de exclusiva sobre las nuevas creaciones, pues una vez cesen estos derechos la invención ingresa al dominio público y puede ser empleada por cualquiera22.


Una característica especial de la Ley de patentes francesa de 1791 es que otorgaba tres tipos de patentes: (1) de invención para las nuevas creaciones; (2) de mejora, para las formas de producción que perfeccionaran los productos; y (3) las de importación, para cualquiera que trajera por primera vez a Francia un descubrimiento extranjero. Estas últimas patentes fueron objeto de muchas críticas porque otorgaban derechos exclusivos a una persona que no era el inventor por el solo hecho de importar la creación a Francia, por eso la reforma a la ley francesa en 1844 eliminó estas patentes23.


Vale señalar que en el siglo XIX varios países latinoamericanos, como Brasil, México, Chile y Perú, adoptaron normas sobre propiedad intelectual.


Durante los siglos XVIII y XIX era habitual que las capitales de los países industrializados realizaran ferias y exhibiciones de los avances científicos de la época y que el público en general las visitara, estas ferias eran organizadas por el Bureau International des Expositions. La Torre Eiffel fue construida por el ingeniero Gustav Eiffel para la Exposición Universal de 1889, la antorcha de la Estatua de la Libertad fue exhibida en la Centennial Exposition de Philadelphia en 1876 y en Tennessee hay una réplica a tamaño real del Partenón construida para la Centennial Exposition en 1897.


Sin embargo, en 1873 muchos países se negaron a participar en la Exhibición de Viena alegando que esta se prestaba para que sus desarrollos y avances fueran copiados por otras naciones y de esta forma se atentara contra el mercado internacional de sus productos. Por ello, Australia decidió realizar la primera conferencia internacional de patentes. En esta primera conferencia y varias que siguieron hasta 1880 las discusiones entre los países asistentes se centraron en determinar cuál debía ser el fundamento para el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual, si las doctrinas del derecho natural o el beneficio que de esto deriva la sociedad24.


B. DERECHO DE AUTOR


De forma paralela al desarrollo y evolución de la protección de las invenciones con aplicación industrial, debido al surgimiento de la imprenta en el siglo XV, también en la Edad Media se estaba gestando el derecho de autor, dirigido a proteger obras literarias. Por muchos años, las imprentas se consideraron dueñas a perpetuidad de las obras que publicaban, de forma que podrían reimprimirlas y venderlas con total libertad, mientras que los autores recibían una compensación mínima por su obra y perdían todo control sobre ella. En 1709 se promulgó en Inglaterra el Estatuto de la Reina Ana, el cual se considera la primera legislación existente en temas de derecho de autor, ya que las que la antecedieron tenían un énfasis en controlar aquellos materiales que podían publicarse y aquellos que no, es decir, se referían a la censura aplicable a las obras.


El Estatuto de la Reina Ana buscaba disolver el monopolio existente en el comercio de libros, ya que los editores congregados en la Stationers Company limitaba el otorgamiento de derechos sobre las obras a los editores que hacían parte de ella y contemplaba tales derechos como perpetuos. De esta manera terminaron las prerrogativas de los editores y se reconoció que el derecho para editar la obra es de los creadores; se acabó así con el sistema de privilegios otorgados por la Corona y se pasó al reconocimiento de la titularidad exclusiva de la obra a favor de los autores, quienes ahora podían ceder el derecho de publicación de la obra a los editores con base en el acuerdo económico que se concertara25.


Con ese objetivo, el estatuto señaló (1) que los derechos sobre las obras podrían estar en cabeza de cualquier persona, es decir de los autores y de sus cesionarios, que no necesariamente tenían que ser editoriales que hacían parte de la Stationers Company; (2) limitó los derechos otorgados a un término de 14 años renovable por un periodo igual para los autores, de forma que si un autor cedía los derechos sobre sus obras esa cesión no era perpetua sino hasta por 14 años, luego de los cuales el autor podría renovar sus derechos; (3) los derechos sobre las obras que estaban en cabeza de los editores continuarían allí por 25 años más, al final de los cuales ingresarían al dominio público26.


De esta forma se otorgó por primera vez a los autores un derecho sobre su obra, particularmente sobre la impresión y reimpresión de esta.


II. ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL RÉGIMEN CONVENCIONAL


Como se mostró en el epígrafe anterior, la comunidad internacional realizó los primeros intentos dirigidos a lograr una unificación internacional-multilateral de los sistemas de patentes, lo cual a la postre se lograría en 1883 con la Convención de París sobre Protección de la Propiedad Industrial. Con anterioridad a este instrumento, se celebraron acuerdos bilaterales entre países para otorgar un trato nacional a los titulares de obras protegidas en el extranjero y así evitar que en el país A se vendieran de forma ilegal las obras de los autores del país B27.


A. CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL


El Convenio de la Unión de París (en adelante, CUP) del 20 de marzo de 1883[28] es, sin lugar a duda, el instrumento internacional más importante del sistema de propiedad industrial internacional, no solamente por el número de países signatarios o los temas regulados, sino porque sus disposiciones, a pesar de su antigüedad, siguen siendo una fuente de soluciones a problemáticas actuales. En Colombia fue ratificado por la Ley 178 del 28 de diciembre de 1994.


Este convenio es un acuerdo de mínimos, en otras palabras, indica que las figuras, los tiempos y modalidades de protección en él establecidas constituyen el nivel mínimo de protección que cada uno de los países debe otorgar a los bienes intangibles protegidos. Cabe aclarar que lo anterior no obsta para que cualquier país o grupo de países de forma unilateral eleve sus estándares de protección, por ejemplo, incrementando la duración de los derechos de propiedad industrial concedidos.


El Convenio de la Unión de París cuenta con tres tipos de normas: las sustantivas, por ejemplo, las que regulan el tema de marca notoria, establecida en el artículo 6 bis29; las normas de tipo administrativo30, aquellas que establecen el funcionamiento interno de la organización del Convenio; y, finalmente, las normas que establecen principios.


Por constituir la base del sistema internacional de marcas, a continuación estudiaremos los principios más importantes que el Convenio establece en materia de signos distintivos:


1. PRINCIPIO DEL TRATO NACIONAL


El principio de trato nacional se encuentra consagrado en el artículo 2 del CUP. Dicha disposición establece que


(1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.


(2) Ello, no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.


(3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.


Este principio ilustra con claridad el espíritu que inspira el sistema internacional, no solo de marcas, sino de propiedad industrial en general, puesto que su propósito fundamental es que los empresarios y titulares de derechos de propiedad industrial puedan ejercer las prerrogativas que otorga el convenio en todos los países miembros sin que exista ningún tipo de limitación en razón de su origen.


Un ejemplo del ejercicio de este derecho consiste en la prohibición de crear un periodo de duración del derecho mayor a un nacional en relación con la que se le otorga a un extranjero. La duración del derecho deberá ser la misma para nacionales y extranjeros.


2. PRINCIPIO DE PRIORIDAD


El principio de prioridad, también presente en el Derecho de patentes, está íntimamente ligado con otro de los principios fundamentales de la disciplina de la propiedad industrial, el first to file, según el cual quien haya solicitado válidamente en un país una marca, una patente, un diseño industrial o cualquier otro derecho que se origine con el registro tendrá el derecho a pedir o reivindicar la prioridad en un segundo o subsecuente país siempre que esta solicitud se haga dentro del tiempo previsto en la norma, que para las marcas es de seis meses31. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 4 del (CUP), en cual se establece que


Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.


Esta ficción jurídica es de extrema importancia, ya que, para una estrategia de comercialización internacional de productos o servicios distinguidos con la misma marca o creaciones protegidas por la misma patente, otorgará al solicitante la posibilidad de impedir que cualquier competidor solicite una marca o una patente igual dentro del periodo de prioridad establecido.


3. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD


El principio de la territorialidad, como veremos más adelante, es uno de los fundamentos más importantes en el sistema de propiedad industrial y en particular del sistema internacional de marcas. En virtud de este principio, el derecho concedido sobre el signo solo tendrá validez en el lugar donde tenga competencia la autoridad que concedió dicho derecho.


Para ilustrar este principio con un ejemplo, si el derecho exclusivo sobre una marca me lo concede la oficina colombiana, la extensión de mi derecho será el territorio de Colombia, que es donde la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce su competencia. Si, por el contrario, el derecho me lo concede la Oficina de Marcas de la Unión Europea (en adelante, EUIPO), el alcance de mi derecho será todo el territorio de la Unión que es donde la EUIPO ejerce su competencia.


Es importante tener en cuenta que en virtud del principio de territorialidad de las marcas el hecho de poseer un derecho exclusivo sobre un signo concedido en un país no me otorga ningún derecho en otro (salvo casos en que la oficina que concede el derecho tenga competencia en múltiples países como la EUIPO). Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado en el proceso 17-IP-98:


La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.


Lo sostenido en la interpretación citada es uno de los fundamentos más importantes del sistema de marcas, puesto que fija el alcance del derecho exclusivo otorgado sobre un signo y abre la posibilidad para que un mismo signo pueda ser titularidad de diferentes personas en territorios diversos.


4. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LAS PATENTES Y DE MARCAS


De acuerdo con este principio, la suerte que corra una solicitud de registro en un país en nada afectará el resultado final de la misma solicitud que se eleve en otro, a pesar de que ambos países pertenezcan al CUP. Este principio opera tanto en patentes como en marcas, y se puede afirmar que por extensión a todos los otros derechos de propiedad industrial.


En materia de patentes, el artículo 4 bis dispone que “(1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. (2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal. (3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor. (4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión. (5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad”.


Por su parte, el artículo 6 establece una norma análoga a la anteriormente citada, cual es:


(1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.


(2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.


(3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.


Dicho de otra forma, el hecho de que se conceda o se niegue una marca ante una oficina nacional de marcas no condiciona la decisión final que otra oficina tome al respecto. Esta figura deviene de la concepción misma del derecho de marcas, en tanto que las causales absolutas como las relativas de irregistrabilidad están determinadas por la existencia de las condiciones propias de cada país y guarda una íntima relación con el principio de territorialidad estudiado en el epígrafe anterior.


El Convenio de la Unión de París tenía dos objetivos principales: por un lado, reforzar las normas nacionales en la materia y, por otra parte, propender a la armonización de las legislaciones locales32. Para ello se establecieron dos principios: el de trato nacional y el sistema de prioridades. En virtud del trato nacional, los países se comprometieron a otorgar a los nacionales de los demás países signatarios el mismo trato que otorgan a sus ciudadanos. Las prioridades permitían que una solicitud de patente en un país miembro fuera empleada como base para solicitar el mismo derecho en otro país firmante33. El Convenio de la Unión de París fue ratificado por Colombia en 1994 a través de la Ley 178.


Tras las dos guerras mundiales surgió un nuevo orden que vio en el comercio internacional el mecanismo apropiado para evitar futuros enfrentamientos, para lograr una paz estable y duradera. Esta nueva idea de un comercio internacional para fomentar la paz se materializó años después en la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la cual hacen parte 164 países y que surgió luego de las negociaciones celebradas entre 1986 y 1994, denominada la Ronda de Uruguay.


B. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO


La imposibilidad de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) de persuadir a los países en desarrollo para lograr una revisión del CUP tuvo como resultado que los sectores industriales de países desarrollados como Estados Unidos, Japón y la entonces Comunidad Económica Europea contemplaran la incorporación de los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones de la Ronda de Uruguay, lanzadas en 1986[34], que condujeron a la creación de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC).


Efectivamente, dicha incorporación se llevó a cabo por medio de la creación del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés). Este conjunto de normas fijó un estándar mínimo de protección para las creaciones intelectuales, tanto para el derecho de autor como para la propiedad industrial. De esta manera se alcanza un altísimo nivel de armonización en todos los países miembros de la OMC en relación con las diferentes categorías de derechos de propiedad intelectual.


Ahora bien. Debido a que el nivel de desarrollo e industrialización no es homogéneo entre los países que integran la OMC y que están vinculados por el APIC, en el texto original del acuerdo se incluyó una disposición para otorgar a los países menos desarrollados una década antes de que empezaran a aplicar el Acuerdo a manera de periodo de adaptación. Además, se incluyeron flexibilidades para asegurar que el estándar mínimo de protección no impidiera a los países en desarrollo adoptar medidas para proteger sus intereses, como las licencias obligatorias y las importaciones paralelas35.


De igual manera, en la Declaración Ministerial de Doha se reconoció que el ADPIC no impide ni debe impedir la adopción de medidas por parte de los países para proteger la salud pública y otros intereses públicos; además, encargó al Consejo APIC la función de encontrar una solución a los problemas enfrentados por los países en desarrollo para aplicar las flexibilidades del ADPIC, como la falta de capacidad manufacturera de medicamentos.


Dentro del conjunto de normas que forman parte de la OMC el anexo 1.c se ocupa de los temas de propiedad intelectual, recibiendo el nombre de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés). Este conjunto de normas fijó un estándar mínimo de protección para las creaciones intelectuales, tanto para el derecho de autor como para la propiedad industrial. De esta forma se alcanzó aun mayor homogeneidad en la protección otorgada a las obras del intelecto en todo el mundo.


El ADPIC es sin duda uno de los instrumentos internacionales más importantes del sistema de propiedad intelectual mundial, ya que constituye el estándar mínimo de protección de los derechos otorgados por esta disciplina dentro de los miembros de la OMC. Tal vez una de las disposiciones más significativas de este acuerdo es aquella que establece la finalidad de la propiedad intelectual:


Artículo 7. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.


C. ARMONIZACIÓN EN EL SISTEMA SUBREGIONAL ANDINO


El Acuerdo Subregional Andino tiene como una de sus finalidades principales la integración económica entre Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, con el objetivo de promover el desarrollo de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social. Con este objetivo, el Acuerdo de Cartagena creó un conjunto de organismos independientes y autónomos, como se muestra en la siguiente figura:




Figura 1
Órganos de la Comunidad Andina
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Fuente: elaboración propia con fundamento en el Acuerdo de Cartagena





La Comisión de la Comunidad Andina, según lo establece el Acuerdo de Cartagena, tiene funciones legislativas que adopta a través de instrumentos jurídicos que se designan como decisiones. En ejercicio de tales funciones ha expedido un conjunto de decisiones que son aplicables en Colombia respecto de la propiedad intelectual; estas decisiones son las siguientes:


- Decisión 291, por la cual se adoptó el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.


- Decisión 345 de 1993, por la que se adoptó el Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.


- Decisión 351 de 1993, que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.


- Decisión 391 de 1996, por la cual se adoptó el Régimen Común sobre el Acceso a los Recursos Genéticos.


- Decisión 486 de 2000, por la cual se adoptó el Régimen Común sobre Propiedad Intelectual.


- Decisión 632 de 2006, por la cual se aclara el segundo parágrafo del artículo 266 de la Decisión 486 sobre la protección de datos de prueba.


- Decisión 689 de 2008, por la cual se adecuaron determinados artículos de la Decisión 486 de 2000 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y la profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los países miembros.


La transferencia de competencias a la Comunidad Andina tiene principalmente tres consecuencias:


1. Las normas que expida la Comisión Andina gozan de los atributos de aplicación directa y prevalencia frente a la legislación interna;


2. Se reduce la facultad de las autoridades internas para ejercer las competencias transferidas a los órganos de la CAN, por ejemplo, la de legislar los asuntos que fueron sometidos a la CAN como la propiedad intelectual;


3. En caso de incumplir con obligaciones andinas, Colombia puede ser demandada ante el Tribunal Andino.


1. LOS ATRIBUTOS DE APLICACIÓN DIRECTA Y PREVALENCIA


Los artículos 1 a 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalan cuáles son las disposiciones que hacen parte del ordenamiento andino y consagran los atributos de aplicación directa y prevalencia de las normas andinas con respecto a la legislación interna de cada país miembro. Así el artículo 2 señala que las decisiones obligan a los países miembros desde que sean adoptadas por la Comisión o por el Consejo de Ministros; el artículo 3 señala que esas decisiones serán aplicables desde su publicación, salvo que la decisión misma indique otra cosa; y el artículo 4 establece que los países miembros “están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina” y que a su vez se comprometen a “no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”.


De esa forma, en estas disposiciones se establece el principio de aplicación directa, que consiste en que su aplicación en cada uno de los países miembros no requiere de ninguna formalidad adicional para su incorporación; no requiere, por ejemplo, de una ley que ratifique las decisiones de la Comisión Andina. Así, los nacionales de los países miembros pueden invocar las normas andinas para que sean aplicadas por las autoridades nacionales, independientemente de si son del orden nacional, departamental, judicial o administrativo. Al respecto el Tribunal Andino sostiene:


Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la Comunidad Andina [...] [ingresan en] los sistemas internos a partir de su publicación en las gacetas oficiales, sin que se necesario pasar por un procedimiento de aprobación, recepción o incorporación36.


Por otra parte, el atributo de prevalencia implica que las normas andinas deben aplicarse sobre las normas nacionales. Es decir, si sobre una materia existe contradicción entre las normas andinas y las nacionales se debe estar a lo dispuesto por las primeras. Este atributo tiene a su vez dos efectos: (1) las normas andinas sólo pueden ser modificadas por los órganos de la comunidad y (2) no es dable a los países miembros incumplir normas andinas con fundamento en el ordenamiento interno (Herrera & Espíndola, 2008).


La Corte Constitucional ha explicado estos atributos de la siguiente manera:


Como es sabido, el concepto de supranacionalidad –dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena– implica que los países miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento.


En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) –dentro del efecto conocido como preemption– a la norma nacional37.


Como consecuencia de estos dos atributos de las normas andinas, los artículos 584 a 593 del Código de Comercio, que regulan asuntos relacionados con las marcas de productos y servicios, no se aplican en la actualidad, pues prevalece la Decisión Andina 486. Aunque, como bien lo dice la Corte Constitucional, los artículos del Código de Comercio no se encuentran derogados, sino se encuentran suspendidos. Esto quiere decir que en la eventualidad de que Colombia decida retirarse del acuerdo subregional las normas suspendidas volverán a estar en pleno vigor.


2. RESTRICCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES INTERNAS


La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de febrero de 1975 por la cual se aprobó el Acuerdo Subregional Andino suscrito en 1969, explicó la segunda consecuencia de la transferencia de competencias a favor de los órganos comunitarios así:


[...] las disposiciones regionales, en el seno de los estados que han de aplicarlas, se confunden a menudo, por sus resultas, con las prescripciones del derecho interno, del cual se diferencian por su origen: mientras las primeras derivan de un ente supranacional las últimas proceden de las autoridades internas. Pero versan sobre parecidas materias. La adquisición de poderes reguladores por los órganos comunitarios, en el derecho de integración económica, viene de un traslado de competencias que las partes contratantes les hacen voluntaria e inicialmente, en el tratado constitutivo. Y ‘así se opera, pues, según terminología corriente, un cambio, una cesión, un tránsito de prerrogativas de lo nacional a lo supranacional’. Sean cuales fueren las denominaciones apropiadas, en la integración económica de varios países constituye nota relevante y diferencial que éstos pierdan potestades legislativas que ejercían con exclusividad por medio de disposiciones de derecho interno sobre materias determinadas y que las ganen a su favor los organismos regionales. [Se resalta] (sentencia del 27 de febrero de 1975).


En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-069 de 2019 explicó cómo la libertad de configuración legislativa en materia de derechos de autor se ve sujeta a varios límites, como son: (1) otros derechos de rango superior, como la libertad de expresión y el derecho al libre desarrollo de la personalidad; (2) los principios de proporcionalidad y razonabilidad cuando se vayan a crear excepciones o limitaciones a los derechos de los autores; y (3) los tratados internacionales sobre la materia dentro de los que se destacan las decisiones de la Comunidad. Sobre este tercer límite a la libertad de configuración del legislador el tribunal constitucional en la sentencia en comento señaló que “esta Decisión [Andina 351 de 1993] hace parte del derecho comunitario y resulta plenamente exigible en Colombia, por lo que la legislación que se expida en el país, así como su reglamentación, debe estar acorde con las previsiones que allí se consagran [...]” (sentencia C-69/2019).


Así mismo ocurre con los demás derechos de propiedad intelectual que están sujetos a la normativa andina. En algunos casos, la normativa andina señala expresamente límites a la reglamentación puedan adoptar los países miembros sobre tales derechos. En ese sentido, la Decisión 486 dice expresamente en su artículo 32 que “Ningún país miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. [...]”.


Es importante señalar que aunque las normas andinas tienen aplicación directa en cada uno de los países miembros y que las facultades de regulación frente a los temas abordados por la Comisión Andina se restringen, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido que para efectos de materializar las normas andinas en el territorio de cada país puede ser necesario implementar normas del orden nacional, las cuales tendrán dos límites fundamentales.


El primero, el principio de complemento indispensable que permite la adopción de normas internas que sean indispensables para la materialización de las normas andinas, esto es:


[...] serán legitimas aquellas [normas] complementarias que resulten estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen. [...]


Es decir, los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias” (94-IP-2019).


La aplicación de este principio es de vital importancia, ya que es el que permite que una norma andina pueda “descender” al ordenamiento local. Algunos miembros, como Colombia, aplican directamente la Decisión 486, pero otros, como Ecuador, han decidido implementar sus propias leyes internas, las cuales deben estar en completa concordancia con lo establecido en la norma andina.


El segundo límite a la facultad reguladora de la normativa andina es el principio de complementariedad, en virtud del cual los países miembros pueden complementar el ordenamiento andino cuando este lo señala expresamente y aquellos asuntos respecto de los que los órganos comunitarios no se hayan pronunciado (13-IP-95). Ejemplo de la remisión expresa a regulación interna se encuentra en el artículo 143 de la Decisión 486 de 2000, que regula las modificaciones a las solicitudes de marcas y señala que “[...] si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.


3. DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000 - RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL


El proceso de integración económica iniciado con el “Pacto Andino” llevaba consigo la necesidad de regulaciones comunes en temas específicos que unificaran las reglas del mercado, dentro de los cuales la propiedad intelectual ocupaba uno de los espacios más relevantes. La primera decisión andina en materia de propiedad industrial fue la Decisión 85 del 5 de junio de 1974, denominada “Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial”, la cual estuvo vigente solo en tres de los cinco países miembros del Acuerdo de Cartagena, siendo estos Colombia, Ecuador y Perú38.


Dicha decisión fue sustituida por la Decisión 311 de la Comunidad Andina del 8 de noviembre de 1991, cuya diferencia fundamental con su antecesora consistía en la no inclusión del antiguo artículo 86 del acuerdo, con el cual correspondía a los países miembros, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 del Tratado del Tribunal Andino, que: “Las decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los países miembros a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo a menos que las mismas señalen una fecha posterior”39.


La Decisión 311 de 1991 tuvo una vigencia relativamente corta, debido a las presiones internas y externas sobre los negociadores de los países miembros para hacer prevalecer los intereses nacionales, se presentaron graves incumplimientos que desencadenaron en la necesidad de sustituir dicha norma40.


Así las cosas, el día 14 de febrero de 1992 entró en vigor la Decisión 313, con una vida jurídica reducida, al igual que su antecesora, ya que fue reemplazada tan solo dos años más tarde por la Decisión 344 de 29 de octubre de 1993, que estuvo vigente desde el I.º de enero de 1994. Esta norma, aunque representó enormes avances en materia de propiedad industrial para todos los países miembros y estuvo vigente por seis años, necesitó ser modificada en virtud de los cambios en la economía mundial, los procesos de apertura de la economía de los países miembros y la creciente influencia de la Organización Mundial del Comercio.


Finalmente, la Decisión 486 de 2000 reemplazó a la Decisión 344 y es la norma que actualmente se encuentra vigente como régimen común de propiedad industrial para todos los países miembros de la Comunidad Andina. Esta disposición, aunque goza del principio de aplicación directa, ha sido im-plementada por medio de leyes internas en países como Ecuador41. En cambio, en otros países, como Colombia, la aplican directamente los operadores.


La estructura de la Decisión 486 es la siguiente:


- El tema marcario en tu título VI entre los artículos 134 y 174.


- Los lemas comerciales en el título VII entre los artículos 175 y 179.


- Las marcas colectivas en el título VIII entre los artículos 180 y 184.


- Las marcas de certificación en el título IX entre los artículos 185 y 189.


- El nombre comercial en el título X entre los artículos 190 y 199.


- Los rótulos o enseñas en el título XI en el artículo 200.


- Las indicaciones geográficas en el título XII entre los artículos 201 y 220.


- Las indicaciones de procedencia en el capítulo II entre los arts. 221 y 223.


-  Los signos notoriamente conocidos en el título XIII entre los arts. 224 y 236.


4. DECISIÓN ANDINA 689 DE 2008 - ADECUACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA DECISIÓN 486


La Decisión Andina 689 de 2008, fruto de compromisos adquiridos en acuerdos bilaterales, modifica algunos aspectos consagrados en la Decisión 486 de 2000. Esta norma fue reglamentada en Colombia por el Decreto 729 de 2012. Para el tema que nos ocupará debemos resaltar los siguientes puntos:


- Esta disposición permite el registro multiclase de marcas.


- Establece como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de marca.


- Establece que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando esta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o con una marca notoriamente conocida.


D. CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y NORMAS INTERNAS COLOMBIANAS


Debemos empezar por anotar que con la Constitución de 1991 la protección jurídica de la propiedad intelectual se eleva a rango constitucional al disponer en el artículo 61 de la Carta Política colombiana que “El Estado protegerá la Propiedad Intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la Ley”42.


Así mismo, el artículo 150 constitucional señala que es función del Congreso aprobar tratados internacionales que celebre el ejecutivo con otros estados o entidades de derecho internacional y que, por medio de dichos tratados, el Estado puede “transferir determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover y consolidar la integración económica con otros estados”. Precisamente en virtud de esta norma la competencia legislativa en materia de propiedad intelectual en Colombia fue transferida a la Comunidad Andina a través de la Ley 8 de 1973, por la cual se aprobó el Acuerdo Subregional Andino, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969.


Ahora bien, es preciso mencionar que el marco normativo de la propiedad intelectual en Colombia se encuentra disperso en diversas normas internas, pero desde ya se debe hacer claridad en el sentido de que la Decisión 486 de 2000 es la columna vertebral del sistema de propiedad industrial colombiano. En efecto, existen diferentes leyes que complementan o incluso desarrollan las normas comunitarias andinas, por ejemplo, la Ley 256 de 1996, que se encarga de regular los temas de competencia desleal, entre ellas algunas que guardan estrecha relación con los derechos de propiedad industrial; de igual manera, la Ley 599 de 2000, en donde se establecen los tipos penales como la usurpación de derechos de propiedad industrial en su artículo 306, el uso ilegítimo de patentes en el artículo 307 y la violación de la reserva industrial o comercial en el artículo 308; y también leyes que abordan (de manera superficial) temas de observancia de derechos de propiedad industrial, como la Ley 1648 de 2013.


De igual manera, se debe tener en cuenta el Decreto 1074 de 2015 que compila diversas disposiciones relacionadas con los derechos de propiedad industrial en el capítulo XIX, y algunas disposiciones que regulan el tratamiento de las garantías otorgadas sobre estos derechos en el capítulo IV, sección primera.


Existen otras normas internas que se relacionan con derechos de propiedad industrial, su cotitularidad, explotación y situaciones especiales, pero por motivos metodológicos se abordarán en los apartados correspondientes al tema que regulan.




CAPÍTULO SEGUNDOLos signos distintivos





En la sociedad actual, tal vez más que nunca, es de vital importancia la manera en que los empresarios se comunican con los consumidores para ofrecer sus productos y servicios. Los signos que permiten la identificación de dichos productos y servicios son el mejor canal a través del cual se puede crear en la imagen del consumidor conceptos de calidad, excelencia, economía, estatus, etc.


Para empezar el estudio de los signos que permiten la identificación de un empresario y sus productos y servicios en el mercado es necesario contar con una definición de la expresión “signo distintivo”.


Los signos distintivos son aquellos que sirven para identificar un producto o servicio frente a otro, a un comerciante, a un establecimiento de comercio o a una empresa. Dentro de ellos encontramos las marcas, los lemas comerciales, los nombres comerciales, los rótulos y las enseñas, las indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia) y los signos notoriamente conocidos1.


Una vez determinado el alcance de la expresión, corresponde estudiar la reglamentación que existen sobre este tipo de bienes intangibles, la cual, gracias a un proceso de armonización presente en todas las categorías de la disciplina de la propiedad intelectual, está compuesta por normas que sirven como referente obligatorio para las legislaciones internas de cada país.


En los siguientes apartados estudiaremos de una forma jerárquica los textos normativos que regulan la protección otorgada a las diferentes categorías de derechos que conforman los signos distintivos, teniendo en cuenta que en el apartado introductorio se estudiaron los instrumentos internacionales que abordan diferentes derechos de propiedad intelectual de manera simultánea, tales como el Convenio de la Unión de París, el ADPIC y la Decisión 486.


I. UBICACIÓN CONCEPTUAL


[image: image]


II. MARCO NORMATIVO


Teniendo en cuenta que en el capítulo anterior se realizó un estudio del Convenio de la Unión de París, y del ADPIC, en esta sección se estudiarán los instrumentos jurídicos desde la perspectiva exclusivamente al derecho de marcas.


A. DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000


Habiendo expuesto anteriormente el funcionamiento del Derecho comunitario andino, es preciso anotar que en Colombia la Decisión 486 de 2000 actúa de forma directa en el ordenamiento jurídico colombiano, es decir, no existe una ley que desarrolle la norma andina como ocurre con los otros países miembros de la CAN, sino normas particulares que, en función del principio del complemento indispensable, estudiado anteriormente, complementan disposiciones andinas que así lo requieran. Con esto en mente, la Decisión se ocupa del tema de los signos distintivos desde el título VI al XIII.


B. CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TÍTULO X


La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) es un cuerpo normativo que reúne las disposiciones correspondientes a la reglamentación de dicha entidad. Estas normas tienen como objetivo proporcionar a los funcionarios de la institución un instrumento jurídico unificado y coherente que determine con precisión las reglas aplicables a las situaciones concretas que se inscriben dentro del ámbito de SIC.


Así las cosas, temas como los montos de las tasas de las marcas, las asignaciones de las fechas de presentaciones de las solicitudes y demás se regulan en esta norma. Es decir, todos los asuntos manejados por la SIC en lo atinente a la propiedad industrial se encuentran en el título X de la Circular Única, cuya versión más reciente es la del 15 de junio del 2020[2].


C. CÓDIGO DE COMERCIO


Antes de la entrada en vigor de la normativa andina los temas de propiedad industrial se encontraban regulados en el Código de Comercio. No obstante, las nuevas disposiciones comunitarias supusieron la suspensión de la mayoría de las normas relativas a propiedad industrial consagradas en el Código de Comercio. Los artículos del código que aún se aplican son: 539, 543, 554, 556, 557, 564, 565, 566, 567, 569, 580, 594, 596, 597, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 616 y 617.


III. MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


A. CONCEPTO DE MARCA


Las marcas son tal vez las categorías de derechos de propiedad intelectual que más contacto tienen con los ciudadanos en el día a día de sus vidas cotidianas. En efecto, sin las marcas sería imposible identificar los productos de la predilección de cada uno o, por el contrario, saber qué productor no ha llenado las expectativas del cliente.


Las marcas son signos cuyo propósito fundamental es servir como medio para identificar productos o servicios en el mercado. Es el signo que otorga a una persona y/o empresa la capacidad de diferenciar sus productos o servicios de otros idénticos o similares existentes en el mercado.


Pueden registrarse como marcas aquellos signos perceptibles por los sentidos, como las palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, o combinación de estos elementos.


De lo anterior se desprenden tres requisitos o características contenidas en el artículo 134 de la Decisión Andina 486 de 2000 y que analizaremos con más detenimiento posteriormente:


- Que sea un signo perceptible por los sentidos.


- Que tengan un carácter distintivo, es decir que su propósito sea el de identificar productos o servicios en el mercado de otros iguales o similares.


- Que sea susceptible de ser representado gráficamente.


B. FUNCIONES DE UNA MARCA


Como se mencionó en líneas anteriores, la función de las marcas está directamente relacionada con su importancia en el mercado actual. En las siguientes líneas presentaremos las funciones más destacadas que cumplen las marcas.


(a) Individualización. La marca individualiza un producto o servicio respecto de otros productos y servicios de su misma categoría: refiere a la función por excelencia de la marca y al carácter distintivo de ella. Esa distintividad puede predicarse intrínsecamente o puede ser adquirida como consecuencia del uso3.


(b) Identificación del origen empresarial. Las marcas permiten identificar el origen de los bienes y servicios y el origen de la empresa y/o los comerciantes que los producen o prestan: es así como la marca cumple un papel informativo: “atestigua ante el público de los consumidores que todos los productos de una misma clase y portadores de una misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa”4. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio”5.


(c) Asociación. Las marcas permiten asociar los productos o servicios con una calidad y de esta forma ofrecer una garantía a los consumidores: la marca constituye un mecanismo que permite al consumidor asociar una calidad o good will a la marca respecto de los diferentes productos o servicios que ofrezca en el mercado, generando en los consumidores una expectativa razonable de garantía.


La asociación entre origen empresarial, la calidad del producto o servicio y la creación del good will de un empresario es una discusión de vieja data en el Derecho de marcas. En un célebre caso de principios del siglo XX decidido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Hanover Star Milling Company v. Metcalf; Allen & Wheeler Company6, se sostuvo:


La compensación acordada en casos de marcas comerciales se basa en el derecho de la parte de proteger el good will de su comercio o negocio, y la regla inglesa de que una marca no es objeto de propiedad, excepto en relación con un negocio existente, prevalece generalmente en este país.


Esta posición según la cual el good will resulta ser una consecuencia del uso de la marca fue seguida en casos posteriores en donde se acuñaron términos como el “magnetismo comercial de un símbolo”7 o la “reputación del productor en relación con su producto”8.


(d) Publicidad. Las marcas constituyen un elemento fundamental de publicidad de los productos o servicios que identifica y por medio de la cual se busca atraer la clientela: en la medida en que es gracias a la marca que es posible crear ese good will y esa expectativa razonable de garantía en la mente de los consumidores.


Debido a la importancia mencionada en las líneas anteriores, la ley protege las marcas por medio de normas especiales otorgándoles a sus titulares un derecho de uso exclusivo sobre ellas.


Así las cosas, las marcas han sido concebidas para distinguir productos y servicios en el mercado, aunque de igual manera tienen gran valor como mecanismo de información, de publicidad y como herramienta de competencia, en la medida en que permiten canalizar de manera transparente la clientela. Esas características repercuten en que la marca sea un intangible que puede agregarle valor a una empresa, dándole herramientas de competitividad, aumentando el valor de los activos y facilitando sus transacciones comerciales, así como posicionando un producto o servicio en específico en el mercado.


La protección que brinda una marca está delimitada por los productos y/o servicios para los cuales fue concedida. Por esta razón es importante tener claro el alcance de estos dos conceptos.


Un producto es cualquier bien producido para el consumo y la inversión. También es todo lo que circule en el mercado o comercio. Este puede ser de diversa índole: de consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, entre otros9.


Un servicio se define como “las actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades”10.


C. PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL DERECHO DE MARCAS


El Derecho de marcas se guía por principios que constituyen el pilar fundamental del sistema. Algunos doctrinantes identifican múltiples principios que afectan al Derecho de marcas, tales como los principios de veracidad, de buena fe, del mínimo uso e incluso de la registrabilidad11.


No obstante, algunos de los principios enunciados pueden ser sujeto de críticas, por ejemplo, el de la registrabilidad, que desconocería la existencia de las marcas notorias no registradas, o con un espectro demasiado amplio que no solo se aplicaría al Derecho de marcas, como el de buena fe. Por este motivo, en el presente trabajo, debido a su importancia y por la objetividad que representan, se ha decidido estudiar los principios que a nuestro juicio afectan de manera directa a todos los tipos de marcas, siendo estos: el principio de la especialidad y el de la territorialidad.


1. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD


El principio de la territorialidad ha sido una de las bases más importantes en las que se sostiene toda la estructura del Derecho de marcas. En virtud de este principio, el alcance territorial de una marca será el mismo que la competencia de la autoridad que la otorga12. Por ejemplo: si se presenta la solicitud de registro marcario de la expresión “aire marino” para identificar servicios de agencias de viajes en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio y después del trámite administrativo respectivo dicha entidad concede la marca, eso no querrá decir que en Venezuela o Argentina existirá algún tipo de protección exclusiva para el mismo titular, salvo que lo solicite en cada uno de estos países su protección.


No obstante, cabe preguntarse: ¿Qué tan atadas están las marcas con la idea misma de un territorio? Aunque desde el punto de vista jurídico la respuesta, sin duda alguna, es “muy atadas”, desde la óptica del mercado la respuesta no sería tan categórica. En efecto, el predominio de las nuevas tecnologías, la internacionalización de los mercados y su correspondiente publicidad transfronteriza, entre otros factores, han sido determinantes para que sea cada vez más necesario atemperar un principio, otrora inamovible, como el de la territorialidad marcaria13.


En esta sección corresponde exponer el principio de la territorialidad, no solo desde el punto de vista del alcance del derecho de marca, sino desde sus otras facetas, como la de la competencia de la oficina nacional para adelantar y conceder el derecho, la jurisdicción de los operadores judiciales para conocer de asuntos de infracción, y por supuesto la aplicación de la ley a los conflictos que suponen un elemento de internacionalidad.


El fundamento normativo del principio de territorialidad, que constituye uno de los pilares principales del Derecho de marcas, tal como se estudió, está consignado en el Convenio de la Unión de París, en el artículo 6, que dispone:


(1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.


(2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.


Así mismo, el Tribunal de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) en el proceso 17-IP 98 sostiene que


La regla general en derecho marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.
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